g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 11 november 2020*

"Overklagande — EU-varumirke — Foérordning (EG) nr 207/2009 — Invindningsforfarande —
Relativt registreringshinder — Artikel 8.3 — Tillimpningsomrade — Det sokta varumarket ar identiskt
med eller liknar det éldre varumirket — EU-ordméarket MINERAL MAGIC — Ombudet eller
foretradaren for innehavaren av det dldre varumarket har ingett registreringsansékan — Det éldre
nationella ordméirket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”

I mal C-809/18 P,

angéende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
20 december 2018,

Europeiska unionens immaterialriattsmyndighet (EUIPO), foretradd av A. Lukosiaté, i egenskap av
ombud,

klagande,
i vilket de andra parterna ér:
John Mills Ltd, London (Forenade kungariket), foretritt av S. Malynicz, QC,
klagande i forsta instans,
Jerome Alexander Consulting Corp., Surfside (Forenta staterna),
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan (referent) samt domarna M. Ilesi¢, E. Juhasz,
C. Lycourgos och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,
justitiesekreterare: handlaggaren R. Schiano,
efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 16 januari 2020,

och efter att den 30 april 2020 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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foljande

Dom

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphédva den dom
som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO — Jerome
Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) (nedan kallad den overklagade
domen). Genom denna dom ogiltigférklarade tribunalen det beslut som meddelades av EUIPO:s forsta
overklagandendmnd den 5 oktober 2016 (drende R 2087/2015-1) om ett invdndningsforfarande mellan
Jerome Alexander Consulting Corp. och John Mills Ltd (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Internationell rdtt

Konventionen for skydd av den industriella dganderdtten undertecknades i Paris den 20 mars 1883,
reviderades senast i Stockholm den 14 juli 1967 och éndrades den 28 september 1979 (United Nations
Treaty Series, vol. 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen). Artikel 6septies i denna
konvention har foljande lydelse:

”1. Om agent eller ombud f6r den som ar innehavare av mérke i ndgot av unionsldnderna, utan denne
innehavares bemyndigande begér registrering av mérket i sitt eget namn i ett eller flera unionsldnder,
skall innehavaren ha rdtt att gora invdndningar mot den begirda registreringen eller att begira
upphédvande av registreringen eller, om landets lag tillaiter det, overforande av registreringen pa
honom, om icke agenten eller ombudet visar att hans handlande varit beréttigat.

2. Innehavaren av market skall, med de forbehall som anges i forsta stycket ovan, ha ritt att gora
invindning mot att mirket anvindes av hans agent eller ombud, sévida han icke givit sitt tillstand till
denna anviandning.

3. Genom inhemsk lagstiftning far forordnas om en skalig frist, inom vilken innehavaren av ett marke
skall gora gillande sina réttigheter enligt denna artikel.”

I artikel 29 i namnda konvention foreskrivs foljande i punkt 1:

"a) Denna akt ska undertecknas i ett exemplar pa franska spraket och deponeras hos svenska
regeringen.

b) Officiella texter skall, efter samrad med vederborande regeringar, upprattas av generaldirektoren pa
engelska, italienska, portugisiska, ryska, spanska och tyska spridken samt pa sadana andra sprak som
forsamlingen kan bestimma.

¢) Vid meningsskiljaktigheter betrédffande tolkningen av de olika texterna skall den franska texten dga
vitsord.

Artikel 2.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, som aterfinns i bilaga 1 C till
Marrakech-avtalet om uppréttande av Virldshandelsorganisationen och godkidndes pa Europeiska
gemenskapens vignar genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingdende, pa
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Europeiska gemenskapens vignar — vad betréffar fraigor som omfattas av dess behorighet — av de avtal
som dr resultatet av de multilaterala forhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 1, volym 38, s. 3) (nedan kallat Trips-avtalet) har foljande lydelse:

"Betraffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1-12 och 19 i
Pariskonventionen (1967).”

Unionsrdtt

I artikel 8, med rubriken "Relativa registreringshinder”, i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om [EU-varumirken] (EUT L 78, 2009, s. 1) foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumarke invénder ska det varumirke som ansokan géller inte kunna
registreras

a) om det dr identiskt med det dldre varumairket och de varor eller tjdnster som varumérket har
ansokts for dr identiska med de varor eller tjanster for vilka det dldre varumarket ar skyddat,

b) om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumarkena ér identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumaérket édr skyddat, inbegripet risken
for att varumaérket associeras med det dldre varumérket.

3. Efter invdandning fran varumérkesinnehavaren far ett varumaérke inte registreras nir ett ombud eller
en foretrddare for varumérkesinnehavaren ansoker om registrering av detta i sitt eget namn utan
innehavarens medgivande om ombudet eller foretrddaren inte kan visa fog for sitt handlande.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det
varumirke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det ar identiskt med eller liknar
det édldre varumaérket och avses bli registrerat for varor eller tjdnster som inte liknar dem for vilka det
aldre varumairket &r registrerat, niar — i fraga om ett dldre [EU-varumairke] — det &r kint i [unionen],
eller, ndr — i fraga om ett dldre nationellt varumérke — det &r kint i medlemsstaten i fraga, och
anvdndningen av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel
av eller vara till forfang for det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga eller renommé.”

Artikel 52, med rubriken "Absoluta ogiltighetsgrunder”, i forordningen har foljande lydelse:

”1. Efter ansokan till [immaterialrdttsmyndigheten] eller pa grundval av ett genkdromal i méal om
varumairkesintrang ska ett [EU-varumadrke] forklaras ogiltigt i foljande fall:

b) Om sokanden var i ond tro nir ansokan om varumérkesregistrering gavs in.

»
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Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

Den 18 september 2013 ingav John Mills, som var klagande i forsta instans, en ansékan om registrering
av EU-varumarke till EUIPO i enlighet med férordning nr 207/20009.

Det sokta varumairket utgors av ordkdannetecknet "MINERAL MAGIC” (nedan kallat det omstridda
varumarket).

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 3 i Niceoverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Harvatten; Slipmedel; Tval; Parfymerivaror;
Eteriska oljor; Kosmetika; Preparat for rengoring och vard av huden, harbotten och har; Deodoranter
for personligt bruk.”

Ansokan om registrering av EU-varumairke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
2014/14 av den 23 januari 2014.

Den 23 april 2015 framstillde Jerome Alexander Consulting, intervenient i forsta instans, en
invindning med stod av artikel 41 i férordning nr 207/2009 mot registreringen av det omstridda
varumarket for de varor som avses i punkt 9 i forevarande dom.

Invdandningen grundade sig pa foljande dldre varumaérken:

— Det amerikanska ordmirket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr 4274584 for
foljande varor: "Ansiktspuder innehéllande mineraler”

— Det amerikanska oregistrerade ordmarket MAGIC MINERALS for foljande varor: "Kosmetika”.
Till stod for invandningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.3 i forordningen.
Invdandningsenheten avslog inviandningen genom beslut av den 18 augusti 2015.

Den 15 oktober 2015 o6verklagade Jerome Alexander Consulting vid EUIPO med stod av
artiklarna 58—64 i nimnda férordning.

Genom det omtvistade beslutet upphivde EUIPO:s forsta Overklagandenimnd (nedan kallad
overklagandendmnden) invandningsenhetens beslut och avslog ansdkan om registrering av det
omstridda varumarket med stod av artikel 8.3 i férordning nr 207/2009.

Overklagandenimnden konstaterade for det forsta att Jerome Alexander Consulting avstod fran att
grunda sin invdndning pa det amerikanska oregistrerade varumiarket MAGIC MINERALS och dérmed
begriansade sig till att &beropa det amerikanska ordmirket MAGIC MINERALS BY JEROME
ALEXANDER.

For det andra framholl 6verklagandendmnden syftet med artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 — att
forhindra att varumérkesinnehavarens ombud gor intrang i ett varumérke — och angav dven de villkor
som enligt overklagandendmnden ska vara uppfyllda for att en invindning pa grundval av denna
bestimmelse ska bifallas, ndmligen att den invindande parten ska vara innehavare av det é&ldre
varumirket, den som ansoker om registrering av varumairket ska vara eller ha varit ombud eller
foretradare for den ovanndmnda innehavaren, ansokan om registrering ska ha lamnats in i ombudets
eller foretradarens namn utan innehavarens medgivande och utan att det finns beréttigade skil som
kan motivera ombudets eller foretrddarens handlande och begiran ska avse identiska eller liknande
kénnetecken och varor som ér identiska eller av liknande slag.
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For det tredje gjorde overklagandendmnden en konkret bedomning av huruvida dessa villkor for att
bifalla invindningen med stod av artikel 8.3 i ndmnda foérordning var uppfyllda. Vad for det forsta
giller huruvida ett forhéllande huvudman/ombud foérelag, betonade 6verklagandendmnden att orden
“ombud” och "foretrddare” bor tolkas i vid mening.

I forevarande fall faststdllde overklagandendmnden att John Mills enligt det distributionsavtal som
parterna ingatt atagit sig att distribuera Jerome Alexander Consultings varor inom unionen.
Overklagandenimnden angav vidare att bestimmelser om avtalets exklusiva karaktir, en
konkurrensklausul och bestimmelser om Jerome Alexander Consultings immateriella rattigheter
aterfanns i avtalet. Den fann att den bevisning — det vill sdga bestéllningssedlar varav en inneholl ett
datum som med tva manader foregick dagen for ingivande av ansokan om registrering av det sokta
varumirket — som Jerome Alexander Consulting forebringat, pavisar ett betydande affirsforhallande
som gar utover vad som utgor ett normalt forhallande mellan en leverantér och en distributor.
Overklagandenimnden konstaterade siledes att ett verkligt, faktiskt och varaktigt férhillande foreldg,
som gav upphov till en allmén skyldighet till fértroende och lojalitet vid tidpunkten for ansokan om
registrering av det omstridda varumairket, samt att John Mills var ett ombud i den mening som avses i
artikel 8.3 i forordning nr 207/2009.

For det fjarde betonade 6verklagandendmnden att artikel 8.3 i denna forordning, férutom i fall da de
jamforda varorna eller tjansterna dr identiska, avser fall da de ar av liknande slag. Den angav att i
forevarande fall ar de varor som omfattas av de motstaende kinnetecknen identiska — "kosmetika”,
som omfattas av det omstridda varumirket inbegriper "ansiktspuder innehéllande mineraler”, som
omfattas av det dldre varumirket — eller av liknande slag, eftersom de andra varor som omfattas av
det omstridda varumarket har samband med de varor som omfattas av det dldre varumarket da de
kan innehalla samma bestandsdelar, ofta tillverkas av samma foretag och erbjuds tillsammans i apotek
och i samma gangar hos detaljhandlare.

Vad betriffar de motstaende kénnetecknen, fann overklagandendmnden att de liknar varandra.
Overklagandenimnden framhéll férst och frimst den sliende likheten mellan de tva forsta
ordelementen, det vill siga “magic” och ”“minerals” i det &ldre varumérket, & ena sidan, och
ordelementen i det omstridda varumairket, & andra sidan.

Den betonade darefter att omsattningskretsen kan uppfatta det dldre varumérket som ett kdnnetecken
som bestar av tva bestdndsdelar. Bestandsdelen "by jerome alexander” uppfattas som en identifiering av
moderbolaget, det vill siga den enhet som ansvarar for varan, och bestindsdelen "magic minerals”
uppfattas formodligen som en identifiering av sjédlva varan eller varusortimentet.

Overklagandenimnden anség slutligen att den omstindigheten att United States Patent and Trademark
office (USPTO) (Amerikas forenta staters patent- och varumirkeskontor) inte hade invdnt mot
registrering av varumirket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, trots att varumirket
MINERAL MAGIC COSMETICS forelag, inte innebar att det inte foreldg nagon risk for forvaxling
mellan dem. Enligt overklagandenimnden borde innehavaren av varumirket MINERAL MAGIC
COSMETICS namligen ha framstillt en invindning i detta avseende. Mot bakgrund av samtliga dessa
overviaganden bifoll 6verklagandendmnden den invindning som grundade sig pa artikel 8.3 i férordning
nr 207/20009.

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

John Mills 6verklagade det omtvistade beslutet till tribunalen — dverklagandet inkom till tribunalens
kansli den 5 januari 2017 — och yrkade att det beslutet skulle ogiltigforklaras.

ECLIL:EU:C:2020:902 5
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Till stod for sitt overklagande aberopade John Mills en enda grund, ndmligen &sidosittande av
artikel 8.3 i forordning nr 207/2009, vilken var uppdelad i tre delar. Den forsta delgrunden avser att
overklagandendmnden felaktigt faststéillde att John Mills var ett ombud eller en foretradare, i den
mening som avses i den bestimmelsen, for innehavaren av det dldre varumairket. Inom ramen for den
andra delgrunden gjorde John Mills gillande att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillaimpning ndr den fann att nimnda bestimmelse var tillimplig dven om de motstaende
kédnnetecknen endast liknade varandra, men inte var identiska. Den tredje delgrunden avsag att
overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning ndr den slog fast att den ovanndmnda
bestaimmelsen var tillamplig, trots att de varor som omfattas av det é&ldre varumirket inte var
identiska med de varor som omfattas av det omstridda varumairket.

Genom den o6verklagade domen bifoll tribunalen 6verklagandet pa grundval av den enda grundens
andra del och ogiltigférklarade foljaktligen det omtvistade beslutet.

Parternas yrkanden

EUIPO har yrkat att domstolen ska

— upphéva den overklagade domen, och

— forplikta John Mills att ersdtta rittegangskostnaderna.

John Mills har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.

Provning av overklagandet

EUIPO har aberopat tva grunder till stod for sitt 6verklagande. Den forsta grunden avser asidoséttande
av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009. Som andra grund har EUIPO gjort gillande att motiveringen é&r
motsagelsefull och att motiveringen &r bristfillig vad giller tillimpningen av begreppet identiska
varumarken.

Parternas argument

EUIPO har genom sin forsta grund gjort géillande att det var pa grundval av en felaktig tolkning av
artikel 8.3 i denna forordning som tribunalen, i punkt 37 i den Overklagade domen, fann att denna
bestimmelse endast kan tillimpas om det dldre varumérket och det varumirke som ar foremal for
den registreringsansokan som ombudet eller foretradaren for innehavaren av det dldre varumarket har
lamnat in ar identiska och inte endast liknar varandra.

Syftet med artikel 8.3 i ndmnda forordning dr namligen att forhindra att varumérkesinnehavarens
ombud gor intrang i ett varumarke, eftersom ombudet kan utnyttja de kunskaper och den erfarenhet
som vederborande har forvarvat under affirsférhallandet med innehavaren och f6ljaktligen dra
otillborlig fordel av de anstrdngningar och investeringar som innehavaren sjalv har gjort. Ett sadant
utnyttjande av kunskaper och en sadan otillborlig fordel dr emellertid inte begréansat till registrering
och anvindning av ett identiskt varumaérke, utan foreligger dven ndr ombudet avser att gora intrang
med avseende pa det dldre varumairkets visentliga bestdndsdelar.
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Genom pastaendena i punkterna 25 och 26 i den 6verklagade domen gjorde tribunalen enligt EUIPO
en felaktig tolkning som motverkade syftet med artikel 8.3 i ndmnda foérordning. Sdsom framgar av
punkt 25 i den overklagade domen gjorde tribunalen en riktig bedomning nédr den fann att det enligt
denna bestimmelse krdvs att det finns ett direkt samband mellan det dldre varumarket och det sokta
varumirket och att ett sadant samband endast kan uppstd om de ifrdgavarande varumirkena
"6verensstimmer” med varandra. Genom att, i punkt 26 i den 6verklagade domen, dra slutsatsen att
varumdrkena maste vara identiska for att det ska vara fraga om intrang, agerade tribunalen emellertid
i strid med en av grunderna for varumérkesritten, enligt vilken det skulle kunna faststéllas att det
finns ett samband mellan tva kdnnetecken vid olika grad av likhet, med hénsyn till alla Gvriga
omsténdigheter i det aktuella fallet, och inte bara om de dr identiska.

Med hidnsyn till syftet med artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 &r det relevanta kriteriet vid
tillimpningen av denna bestimmelse enligt EUIPO att alla varumérken som undersoks i sin helhet ar
likvirdiga i ekonomiskt eller affirsmassigt hdnseende. EUIPO anser att det ska bedomas huruvida det
sokta varumirket i huvudsak o6verensstimmer med det dldre varumirket. Det dr i detta avseende
tillrackligt att de motstaende kédnnetecknen sammanfaller genom bestindsdelar som huvudsakligen
bidrar till det dldre varumarkets sarskiljningsformaga.

Enligt EUIPO strider inte en sadan teleologisk tolkning mot ordalydelsen i artikel 8.3 i denna
forordning.

Sasom tribunalen pépekade i den Overklagade domen anges i denna bestammelse, till skillnad fran
artikel 8.1 och artikel 8.5 i ndmnda férordning, inte uttryckligen att graden av likhet mellan de
motstdende varumiérkena ska beaktas vid tillimpningen. Unionslagstiftaren har saledes inte haft for
avsikt att ange att artikel 8.3 i forordningen ska begrénsas till de fall d& varumérkena och de varor och
tjidnster som de avser dr strikt identiska.

Tviartom anvinds i denna bestimmelse ordalydelsen i artikel 6septies i Pariskonventionen. Den
forklaring som ges i forarbetena till denna konvention tycks ge stod for en tolkning enligt vilken
nidmnda bestimmelse omfattar kénnetecken och varor som inte &r strikt, utan huvudsakligen,
identiska, det vill sdga affirsmissigt och ekonomiskt likvardiga. Trots att det i nimnda konvention
faststélls miniminormer for skydd har tribunalen funnit att artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 ska
anses ge varumdrkesinnehavarna ett skydd som &r mindre omfattande &dn de skyddsnivder som
foreskrivs i artikel 6septies i Pariskonventionen.

Den tolkning som tribunalen gjorde i punkterna 27-35 i den 6verklagade domen av forarbetena till
bestimmelsen i artikel 8.3 i forordningen &r dessutom motsdgelsefull, bland annat eftersom
tribunalen, genom att bland annat hénvisa till den omstdndigheten att flera forslag till tilligg av orden
"liknande varumérken” i bestimmelsens lydelse hade underkints av arbetsgruppen, drog slutsatsen att
unionslagstiftaren hade for avsikt att begrénsa tillimpningen av denna bestimmelse till att endast avse
identiska varumairken, dven om begreppet identiska varumérken inte heller forekommer i denna
bestammelses ordalydelse.

Dessutom ér dven det argument som tribunalen framforde i punkt 35 i den domen, enligt vilket det
saknas anledning att lagga forarbetena till Pariskonventionen till grund for tolkningen pa grund av att
lydelsen i artikel 6septies i denna konvention ér entydig, motsédgelsefullt. Tribunalens slutsats i nimnda
dom skiljer sig ndmligen fran tribunalens slutsats i domen av den 13 april 2011,
Safariland/harmoniseringskontoret — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL
PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 61). Enligt EUIPO é&r det séledes uppenbart
att ordalydelsen i artikel 8.3 i nimnda forordning inte é&r tillrackligt klar for att anse att hanvisningen
till begreppet identiska varumaérken &r otvetydig.

ECLIL:EU:C:2020:902 7
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Eftersom artikel 8.3 i samma forordning syftar till att forhindra att ombudet utnyttjar den kunskap och
erfarenhet som vederborande har forvarvat under affirsforhallandet mellan denne innehavare och
ddrmed drar otillborlig fordel av de anstringningar och investeringar som den rattmaétiga
varumairkesinnehavaren sjilv har gjort, dr det inte nodvéndigt att faststélla den exakta graden av likhet
mellan de berorda kidnnetecknen eller att uppstilla tydliga gridnser for de situationer dér denna
bestammelse ska tillimpas.

Tribunalens synsitt skulle innebdra att detta registreringshinder frantogs den flexibilitet som ar
nodvindig for att anpassa dess tillimpningsomrade till de olika sdtt pa vilka ett ombud skulle kunna
forsoka gora intrang i huvudmannens varumairke. Forevarande mal ar ett exempel pa det. Ombudet
har ansokt om registrering som EU-varumirke av endast den forsta delen av det dldre varumirket,
genom att byta plats pa orden MINERAL MAGIC och uteldmna tillverkarens namn.

Aven om det skulle kunna anses foreligga ond tro i en saddan situation som den som ir i friga i
forevarande fall och det saledes skulle medfora att ogiltighetsgrunden i artikel 52.1 b i férordning
nr 207/2009 ska tillimpas, talar detta emellertid inte for en restriktiv tolkning av artikel 8.3 i
forordningen. Unionslagstiftarens val att foreskriva en sérskild grund for otillaitna ansokningar om
registrering som ldmnas in av ombud eller foretrddare for innehavaren av det dldre varumirket
forklaras av att det dr nodvindigt att agera i detta avseende pa ett sa tidigt stadium som mojligt, utan
att det ar nodviandigt att tvinga innehavaren att invénta att det sokta varumairket registreras for att
dérefter kunna ansoka om ogiltighetsforklaring.

John Mills har gjort géllande att EUIPO:s argument bygger pa ett felaktigt synsitt, enligt vilket
artikel 8.3 i ndmnda forordning, da den inte innehaller nagot uttryckligt krav pa att kdnnetecknen ska
vara identiska eller likna varandra, dr neutral i detta avseende. En bokstavstolkning av ndmnda
bestammelse skulle séledes vara forenlig med en teleologisk tolkning av bestammelsen som gor det
mojligt att jamfora de motstaende varumérkena enbart pa grundval av deras likhet.

Aven om den aktuella bestimmelsen inte uttryckligen innehdller orden ”identiska eller liknande”,
forefaller savdl ordalydelsen i artikel 6septies i Pariskonventionen som lydelsen i artikel 8.3 i nimnda
férordning, genom att endast ndmna “varumairket”, utesluta varumérken som endast liknar varandra.
Den sistnamnda bestimmelsen gor det saledes, sdsom tribunalen med rétta konstaterade i
punkterna 24 och 25 i den overklagade domen, endast mojligt att bifalla en invdndning som grundas
pa att det varumarke for vilket ett ombud eller en foretridare har ansokt om registrering i eget namn
ar identiskt med det varumirke som huvudmannen ar innehavare av.

Enligt John Mills angav tribunalen med rdtta dels, i punkterna 26-35 i den 6verklagade domen, att det
finns stod for ett sadant synsitt i forarbetena och i andra sprakversioner av den aktuella bestimmelsen,
dels, i punkt 36 i den Overklagade domen, att den omstidndigheten att ett villkor avseende likhet
uttryckligen anges i andra bestimmelser i forordning nr 207/2009 utgor ytterligare ett tecken pa att
artikel 8.3 i denna forordning inte innebdr att ett sddant villkor ska vara uppfyllt.

Dessutom kan EUIPO inte med framgang ldgga domen av den 13 april 2011,
Safariland/harmoniseringskontoret — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL
PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171) till grund for den tolkning som den gor gillande.
Domstolen ér inte skyldig att folja denna dom fran tribunalen och vidare innehaller den relevanta
punkten i den domen, det vill siga punkt 61, inte heller nagot resonemang som ror den fraga som é&r
aktuell i forevarande mal om overklagande. Sdsom framgar av punkt 74 i den overklagade domen
hade tribunalen inte anledning att prova fragan huruvida varumérkena ska vara identiska eller likna
varandra, eftersom Overklagandet i det malet inte bifolls pa grund av att villkoret att det ska foreligga
ett ombudsforhallande inte var uppfyllt.
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EUIPO har dessutom, inom ramen for den teleologiska tolkning som den har gjort géllande till stod for
en extensiv tolkning av artikel 8.3 i ndmnda forordning, endast definierat de krav som uppstélls mycket
vagt. EUIPO har ndamligen samtidigt pastatt dels att det for tillimpningen av denna bestammelse dr
tillrackligt att kdnnetecknen sammanfaller genom bestandsdelar som huvudsakligen bidrar till det
dldre varumaérkets sérskiljningsforméga, dels att det inte dr nodvandigt att a priori faststélla den exakta
graden av likhet mellan kédnnetecknen.

John Mills anser att dessa pastdenden ar felaktiga. For det forsta ar beddmningen av
sarskiljningsformagan inte en abstrakt bedomning, utan ska goras ur omsdttningskretsens synvinkel.
Det dr fraga om omsittningskretsen i det land dér det dldre varumairket &r registrerat, vilket medfor
bevissvarigheter vad giller fragan hur detta varumérke uppfattas och graden av sérskiljningsforméga
hos den bestandsdel som &dr gemensam for de bada varumaérkena.

For det andra ar de kriterier som EUIPO har aberopat vid tillimpningen av artikel 8.3 i férordning
nr 207/2009 mer vittgdende dn de som tillimpas bland annat vid beddmningen av varumérken som
liknar varandra och som medfor risk for forvaxling enligt artikel 8.1 b i denna forordning, eftersom
det éar tillrackligt att varumérkena sammanfaller, och det dérvid inte kravs att de liknar varandra, samt
att det inte heller krévs att det foreligger risk for forvaxling.

Dessa kriterier dr dven mer langtgdende én de som anges i artikel 8.5 i ndmnda forordning, enligt
vilken kdnda varumirken i unionen ges ett utokat skydd, dels eftersom det enligt ndmnda kriterier
inte krdavs att varumairket ar kidnt inom unionen, utan endast att det foreligger en registrering i ett
land som é&r part i Pariskonventionen, dels eftersom det enligt dessa kriterier inte krévs att det dras
otillborlig fordel av varumairkets sérskiljningsformaga eller renommé.

For det tredje menar John Mills att de kriterier som EUIPO har framhallit inte skulle gora det mojligt
att garantera réttssikerheten och skulle ge upphov till bevisproblem. Det krav som uppstills
betriffande kénnetecknen som sammanfaller genom bestandsdelar som huvudsakligen bidrar till det
dldre varumarkets sdrskiljningsformaga fér till f6ljd att parterna i forfarandet vid EUIPO och EUIPO
sjalv stélls infor den omojliga uppgiften att forsoka faststélla vilka kdnnetecken som kan registreras i
unionen, bland annat pa grund av att artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 avser varumérken som kan
forekomma i hundratals varumérkesregister i tredjelander.

Mot bakgrund av dessa svarigheter har EUIPO gjort géllande att det dr mdjligt att bortse fran varje
krav pd att varumirkena ska vara identiska eller likna varandra for att koncentrera sig enbart pa
fragan huruvida ombudet eller foretradaren har efterliknat eller gjort intrdng i huvudmannens
varumirke. Unionslagstiftaren har i detta syfte redan antagit en sédrskild bestammelse, namligen
artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009. Den bestammelsen avser ogiltighetsforklaring av varumarket
ndr sokanden var i ond tro nér registreringsansokan gavs in.

For det fjarde har John Mills gjort gillande att, enligt en teleologisk tolkning, ska tillimpningsomradet
for artikel 8.3 i forordningen begrénsas till det sérskilda fall da ett ombud eller en foretradare soker
registrera “"varumairket”, det vill sdga det dldre varumairket, och inte ett annat varumairke, utan att det
dr motiverat att agera pa detta sdtt. Detta synsdtt underlattar tillimpningen av denna bestimmelse och
gor det mojligt for foretag och EUIPO att forutse de troliga foljderna av en tvist som inleds med stod
av bestimmelsen.

Domstolens bedomning

EUIPO har genom sin forsta grund gjort géllande att tribunalen asidosatte artikel 8.3 i forordning
nr 207/2009 nir den tolkade denna bestimmelse sd, att den endast omfattar den omstandigheten att
det dldre varumairket och det varumirke som &r foremal for den registreringsansokan som ombudet
eller foretradaren for innehavaren av det édldre varumarket har lamnat in dr identiska.

ECLIL:EU:C:2020:902 9
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Domstolen erinrar hérvidlag om att enligt fast praxis ska vid tolkningen av en unionsbestimmelse inte
bara lydelsen beaktas, utan ocksd sammanhanget och de maél som efterstrivas med de foreskrifter som
bestimmelsen ingr i. Aven tillkomsthistorien for en unionsrittslig bestimmelse kan vara relevant for
tolkningen av densamma (dom av den 25 juni 2020, A m.fl. (Vindkraftverk i Aalter och i Nevele),
C-24/19, EU:C:2020:503, punkt 37 och dér angiven rattspraxis).

Vad for det forsta géller lydelsen av artikel 8.3 i denna forordning, ska det framhallas att det i denna
bestimmelse endast foreskrivs att efter invindning fran varumérkesinnehavaren far ett varumarke inte
registreras ndr ett ombud eller en foretradare for varumérkesinnehavaren ansoker om registrering av
detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om ombudet eller foretrddaren inte kan visa fog
for sitt handlande.

Ordalydelsen i ndimnda bestammelse antyder visserligen att det ska foreligga ett ndra samband mellan
det dldre varumérket och det varumirke som é&r foremal for den registreringsansokan som ombudet
eller foretrddaren for innehavaren av det dldre varumirket har lamnat in. Det anges emellertid inte
uttryckligen i denna bestdmmelse, sasom tribunalen papekade i punkt 24 i den 6verklagade domen,
huruvida den endast ar tillimplig ndr det varumérke som ombudet eller foretridaren ansoker om
registrering av dr identiskt med det dldre varumirket eller om dven de fall dir de motstiende
varumirkena liknar varandra kan omfattas av ndmnda bestammelse.

Vad for det andra giller tillkomsthistorien for artikel 8.3 i ndmnda forordning, framgéar det av
forarbetena till denna bestammelse att unionslagstiftaren, sasom tribunalen erinrade om i
punkterna 26-31 i den 6verklagade domen, och sdsom generaladvokaten papekade i punkterna 27-30
i sitt forslag till avgorande, uttryckligen har végrat att ange att den é&r tillimplig ndr det &ldre
varumdrket liknar det varumirke som ar foremal for den registreringsansokan som ombudet eller
foretradaren for innehavaren av det dldre varumérket har lamnat in.

Det ankom emellertid pa tribunalen att dven beakta att unionslagstiftaren i denna bestimmelse inte
heller uttryckligen har velat ange att det dldre varumaérket ska vara identiskt med det varumérke som
ar foremal for den registreringsansékan som ombudet eller foretradaren for innehavaren av det éldre
varumairket har ldmnat in sasom var fallet i utkastet till forordning om EU-varumérken.

Vidare gjorde tribunalen, i motsats till vad den angav i punkt 30 i den 6verklagade domen, fel ndr den
fann att den omstdndigheten att unionslagstiftaren vid tva tillfillen avstatt fran att uttryckligen ndmna
att den berdrda bestimmelsen é&r tillamplig i fall ddr varumérken liknar varandra, med tillracklig
tydlighet visar vilka avsikter den hade, eftersom det i forarbetena inte anges varfor en sidan
hénvisning till likheten mellan de aktuella varumérkena inte har gjorts.

Harav foljer att det av forarbetena till artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 inte gar att dra slutsatsen att
eftersom det i denna bestimmelse inte ndmns att det dldre varumirket och det varumirke som é&r
foremal for den registreringsansokan som ombudet eller foretrddaren for innehavaren av det &ldre
varumdrket har ldmnat in ska likna varandra, ar tillimpningsomradet for denna bestimmelse
begrinsat till de fall dd@ de motstaende varumairkena ér identiska.

Det framgar daremot av forarbetena att artikel 8.3 i denna forordning ger uttryck for
unionslagstiftarens val att i huvudsak aterge forsta punkten i artikel 6septies i Pariskonventionen.

I radets dokument nr 11035/82 av den 1 december 1982 om bland annat arbetsgruppens slutsatser om
forslaget till forordning om gemenskapsvarumarken, vilket tribunalen bland annat lade till grund for
sin bedomning i punkt 32 i den 6verklagade domen, anges att arbetsgruppen hade gett sitt samtycke
till att bestaimmelsen i artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 skulle tolkas sd, att den var tillamplig i den
mening som avses i artikel 6septies i ndmnda konvention.
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Eftersom unionen &r part i TRIPs-avtalet d&r den dessutom skyldig att i mojligaste man tolka sina
varumirkesbestimmelser mot bakgrund av detta avtals ordalydelse och syfte (dom av den
16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkt 42 och dér angiven rittspraxis). I
artikel 2.1 i TRIPs-avtalet foreskrivs att de avtalsslutande staterna, nér det géller delarna II, III och IV i
detta avtal, ska folja artiklarna 1-12 och 19 i Pariskonventionen.

Hirav foljer att artikel 6septies i den konventionen ska beaktas vid tolkningen av artikel 8.3 i
forordning nr 207/2009.

I ndmnda konventions franska sprakversion, vilken enligt artikel 29 i den konventionen dger vitsord,
anvinds i artikel 6septies visserligen uttrycket “cette marque” (detta varumaérke) for att beteckna det
dldre varumarket nir det dr foremal for en registreringsansokan som ombudet eller foretradaren for
innehavaren av det dldre varumaérket har lamnat in i eget namn.

Tribunalen hade emellertid inte fog for att enbart pa grundval av detta konstaterande och utan nagon
annan motivering sla fast, saisom den gjorde i punkt 34 i den Overklagade domen, att denna
bestimmelse i Pariskonventionen, sasom den ér formulerad, inte kan tolkas pa annat sitt dn att det
dldre varumairket och det varumirke som é&r foremal for den registreringsansokan som ombudet eller
foretradaren for innehavaren av det dldre varumaérket har lamnat in d&r desamma och, i punkt 35 i den
overklagade domen, dra slutsatsen att denna konventions forarbeten inte kan laggas till grund for
bedomningen med beaktande av att lydelsen i artikel 6septies i konventionen ar entydig.

Det framgar namligen av rdttsakterna fran Lissabonkonferensen, som holls mellan den 6 och den
31 oktober 1958 i syfte att revidera Pariskonventionen och under vilken artikel 6septies infordes, att
denna bestimmelse dven kan omfatta ett varumirke som sokts av ett ombud eller en foretradare for
innehavaren av det &ldre varumirket nidr det sokta varumdirket liknar det &ldre varumdirket
(rattsakterna fran Lissabonkonferensen, s. 681).

Av detta foljer att artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 inte kan tolkas sa, att den omstandigheten att
det i den artikeln inte anges att det dldre varumérket och det varumirke som ér foremél for den
registreringsansokan som ombudet eller foretrddaren for innehavaren av det dldre varumirket har
lamnat in, ska vara identiska eller likna varandra, innebdr att nidmnda bestimmelse endast é&r
tillamplig om de motstdende varumérkena &r identiska och att alla andra faktorer saknar betydelse.

En sadan tolkning skulle for det tredje innebéra ett ifragasdttande av den allmédnna systematiken i
denna forordning, eftersom den skulle leda till att innehavaren av det dldre varumairket frantogs
mojligheten att med stod av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 motsdtta sig att ett liknande
varumirke registreras av dess ombud eller dess foretrddare, trots att dessa, till f6ljd av en siddan
registrering, skulle ha ritt att framstilla en invdndning med stdd av bland annat artikel 8.1 b i denna
forordning mot en senare ansokan om registrering av det ursprungliga varumérket av ndmnda
innehavare pa grund av att det varumadrket liknar det varumérke som ombudet eller foretradaren for
samma innehavare har registrerat.

For det fjarde utgor det syfte som efterstravas med denna bestimmelse stod for en tolkning enligt
vilken artikel 8.3 i ndimnda forordning dven gor det mojligt for innehavaren av det dldre varumaérket
att motsitta sig registrering av ett liknande varumérke som dennes ombud eller foretradare har ansokt
om.

Sasom tribunalen med rdtta angav i punkt 25 i den 6verklagade domen syftar denna bestdmmelse till
att forhindra att ombudet eller foretradaren for innehavaren av det dldre varumarket gor intrang i det
dldre varumirket, eftersom de sistndmnda kan utnyttja de kunskaper och den erfarenhet som
forvarvats under affirsforhallandet med innehavaren och dérigenom dra otillborlig fordel av de
anstrangningar och investeringar som denne har gjort.

ECLIL:EU:C:2020:902 11
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Det kan emellertid inte anses att ett sadant intrang endast kan ske i de fall dér det dldre varumarket
och det varumirke som dr foremal for den registreringsansokan som ombudet eller foretridaren for
innehavaren av det dldre varumairket har lamnat in &r identiska, och inte i de fall dir de motstaende
varumdrkena liknar varandra.

Av det ovan anforda foljer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning nér den
begrdnsade tillimpningen av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 till att endast avse sddana fall dar det
dldre varumairket och det varumirke som é&r foremal for den registreringsansokan som ombudet eller
foretradaren for innehavaren av det dldre varumairket har lamnat in ar identiska, och inte de fall dar
varumadrkena i fraga liknar varandra.

Overklagandet ska saledes bifallas savitt avser EUIPO:s forsta grund. Den &verklagade domen ska
foljaktligen upphévas, utan att det dr nodvindigt att prova de ovriga argument som EUIPO har
framfort till stod for denna grund eller den andra grunden for 6verklagandet.

Provning av 6verklagandet vid tribunalen

Enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol ska domstolen upphiva
tribunalens avgorande, om oOverklagandet dr vélgrundat. Domstolen kan sjélv slutligt avgora drendet,
om detta dr fardigt for avgorande, eller aterforvisa drendet till tribunalen for avgorande.

Med beaktande av bland annat den omstdndigheten att 6verklagandet i forsta instans vilar pa en enda
grund, ndmligen asidosittande av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009, som é&r uppdelad i tre delar som
varit foremal for ett kontradiktoriskt forfarande vid tribunalen och vars provning inte kréver nagon
ytterligare atgdrd for processledning eller bevisupptagning, anser domstolen att 6verklagandet ar
fardigt for avgorande och att det finns anledning att slutligt avgéra malet.

Den enda grundens forsta del

Parternas argument

John Mills har genom den forsta delen av sin enda grund kritiserat 6verklagandendmnden for att
felaktigt ha slagit fast att foretaget var ett “ombud” eller en "foretradare” for innehavaren av det éldre
varumadrket i den mening som avses i artikel 8.3 i forordning nr 207/20009.

I punkt 20 i det omtvistade beslutet angav overklagandendmnden, med hénvisning till domen av den
13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, punkt 64), att orden “ombud” och
"foretradare” som avses i den bestimmelsen, skulle ges en vid tolkning.

I ndmnda dom konstaterade tribunalen emellertid darefter att den invdndande parten inte hade styrkt
att ett avtal av det slag som binder en huvudman till dennes ombud hade ingatts med den som ansokt
om registrering av det omstridda varumaérket, och inte heller att ett sadant forhallande faktiskt forelag.

Under omstidndigheterna i forevarande mal borde provningen av klausulerna i distributionsavtalet
mellan John Mills och innehavaren av det édldre varumairket ha foranlett overklagandendmnden att
anse att John Mills varken var ombud for denna varumirkesinnehavare eller hade ingatt ett
avtalsforhallande som innebar att John Mills foretridde innehavarens intressen.

EUIPO och Jerome Alexander Consulting har hévdat att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser
den enda grundens forsta del.
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Domstolens bedomning

I den del John Mills har kritiserat 6verklagandendmnden for att felaktigt ha slagit fast att foretaget var
ett "7ombud” for innehavaren av det dldre varumarket i den mening som avses i artikel 8.3 i forordning
nr 207/2009, ska det papekas att denna bestimmelse, sésom det har erinrats om i punkt 72 i
férevarande dom, syftar till att forhindra att ombudet eller foretradaren fér innehavaren av det &ldre
varumadrket gor sig skyldig till intrang i det éldre varumaérket, eftersom de sistndmnda kan utnyttja de
kunskaper och den erfarenhet som forviarvats under affirsforhallandet med ndmnda innehavare och
ddrigenom dra otillborlig fordel av de anstrangningar och investeringar som denne gjort.

Harav foljer att det for att uppnd detta mal krévs en vid tolkning av begreppen “"ombud” och
"foretradare” i den mening som avses i ndmnda bestdmmelse. Detta konstaterande betréffande
betydelsen av villkoret att den som ansoker om registrering av varumérket ska ha en viss stéllning i
forhallande till innehavaren av det dldre varumairket bekriftas dessutom av den omstdndigheten att
dessa tva begrepp enligt denna bestimmelse binds samman genom den samordnande konjunktionen
“eller” som vittnar om att artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 ér tillamplig i de olika fall da den ena
partens intressen foretrdds av en annan.

Overklagandenimnden gjorde sig saledes inte skyldig till felaktig rittstillimpning nir den i punkt 20 i
det omtvistade beslutet slog fast att dessa begrepp ska tolkas s, att de omfattar alla former av
forbindelser som grundar sig pa ett avtal enligt vilket den ena parten foretrdder den andra partens
intressen. Detta innebér att det for tillimpningen av samma bestammelse ar tillriackligt att det mellan
parterna finns ett avtal om affirssamarbete som kan ge upphov till en fortroenderelation genom att
varumérkessokanden, uttryckligen eller underforstatt, alaggs en allmén fortroende- och lojalitetsplikt
med beaktande av innehavaren av det dldre varumaérkets intressen.

Sasom framgéar av overklagandendmndens konstateranden i punkterna 22 och 23 i det omtvistade
beslutet, hade John Mills och innehavaren av det dldre varumarket ingatt ett distributionsavtal, genom
vilket dessa hade kommit 6verens om att ndmnda innehavare skulle tillhandahélla John Mills de varor
som atergavs under beteckningen "Magic Minerals by Jerome Alexander” och att John Mills skulle
ansvara for distributionen av denna innehavares varor inom Europeiska unionen och i varlden. Vidare
inneholl detta avtal, vilket inte har bestritts av John Mills, bestimmelser enligt vilka John Mills
atminstone var en dterforsédljare med en sdrstillning av dessa produkter, en konkurrensklausul och
bestimmelser om immateriella rattigheter for innehavaren av det édldre varumérket med avseende pa
dessa varor. Den sista bestéllningssedeln genom vilken John Mills bestéllde varor av varumirket
"Magic Minerals” fran innehavaren av detta varumérke var dessutom endast daterad omkring tva
manader innan foretaget ingav sin ansékan om registrering av det omstridda varumaérket.

Av dessa omsténdigheter foljer, mot bakgrund av dvervidgandena i punkt 85 i forevarande dom, att
overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den i punkt 25 i det omtvistade beslutet slog
fast att John Mills skulle anses vara ett "ombud” for innehavaren av det dldre varumirket i den
mening som avses i artikel 8.3 i forordning nr 207/2009.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall savitt avser den enda grundens férsta del.
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Den enda grundens andra del

Parternas argument

John Mills har genom den enda grundens andra del gjort géllande att 6verklagandendmnden dels
felaktigt bedomde att det racker att det dldre varumaérket endast liknar det omstridda varumaérket och
att det inte behover vara identiskt med det for att artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 ska kunna
aberopas, dels felaktigt utgick frdn omsittningskretsen i unionens uppfattning vid bedémningen av
risken for forvaxling mellan de motstdende varumarkena.

EUIPO och Jerome Alexander Consulting har hdvdat att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser
den enda grundens andra del.

Domstolens bedomning

I den del John Mills har kritiserat 6verklagandendmnden for att den ansag att artikel 8.3 i forordning
nr 207/2009 var tillamplig i forevarande fall pa grund av likheten mellan de motstaende varumérkena,
ska det papekas att denna bestimmelse, sasom framgar av punkterna 54-74 i forevarande dom, é&r
tillamplig pa ansokningar om registrering som ett ombud eller en foretradare for innehavaren av det
aldre varumarket har ldmnat in, sdvél ndr det sokta varumaérket ar identiskt med det éldre varumaérket
som ndr det liknar detta.

Det ska vidare papekas att dven om tillimpningen av artikel 8.3 i denna forordning bland annat foljer
av likheten mellan de motstaende varumairkena, ar det sirskilda villkoret for det skydd som garanteras i
denna bestimmelse att ansokan om registrering har gjorts av ombudet eller foretradaren for
innehavaren av det édldre varumairket i eget namn och utan dennes medgivande, och utan att ombudet
eller foretradaren har kunnat visa fog for sitt handlande. Likheten mellan de motstdende varumarkena
vid tilldimpningen av artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 ska saledes inte beddmas utifran huruvida det
foreligger en risk for forvixling, eftersom detta villkor ar specifikt for artikel 8.1 b i denna férordning
(se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkterna 34—36).

I den man 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning, i punkterna 34 och 35 i det omtvistade
beslutet, av risken for forvaxling mellan de motstidende varumirkena utifran hur omséttningskretsen i
unionen uppfattar dem, papekar domstolen att ett sadant overvigande under alla omstdndigheter ar
overflodigt med hénsyn till 6verklagandendmndens konstaterande i punkt 33 i det omtvistade beslutet,
enligt vilket, och utan att detta bestritts, vart och ett av de aktuella kdnnetecknen, vid en
helhetsbedomning ska anses likna varandra.

Overklagandet kan siledes inte vinna bifall savitt avser den enda grundens andra del, eftersom den
delvis saknar stod och delvis ér verkningslos.

Den enda grundens tredje del

Parternas argument

John Mills har genom den enda grundens tredje del gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde en
felaktig tolkning av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 nir den fann att denna bestimmelse &r
tillamplig inte bara ndr de varor eller tjanster som registreringsansokan avser ar identiska med de
varor eller tjdnster som omfattas av det dldre varumairket, utan dven nir de dr av liknande slag.
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Det har vidare gjorts géllande att d&ven om de varor som omfattas av det édldre varumérket och som
betecknas som “ansiktspuder innehallande mineraler” ar identiska med "kosmetika” och "preparat for
vard av huden” som avses i ansokan om registrering av det omstridda varumarket, dr sa inte fallet
med de 6vriga varor som omfattas av det omstridda varumarket. Sistndimnda varor ar inte heller av
liknande slag som de varor som omfattas av det dldre varumairket, eller det har i vart fall inte visats
att det foreligger en sddan likhet.

EUIPO och Jerome Alexander Consulting har hévdat att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser
den enda grundens tredje del.

Domstolens bedomning

I den del John Mills har kritiserat 6verklagandendmnden for att den ansag att artikel 8.3 i forordning
nr 207/2009 var tillamplig i forevarande fall, trots att inte alla de varor som ansokan om registrering
av det omstridda varumérket avsag var identiska med de varor som omfattas av det dldre varumérket,
erinrar domstolen om att dven om de varor eller tjanster som avses i ansokan om registrering av
varumdrket inte ndmns i denna bestdmmelse, dr varumirkets grundldggande funktion att ange det
kommersiella ursprunget for de varor eller tjanster som avses (dom av den 12 september 2019,
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, punkt 18).

Av skdl motsvarande dem som angetts i punkterna 70-73 i forevarande dom, vilka avser
bestimmelsens allmidnna systematik och det syfte som efterstravas med denna bestimmelse, kan det
saledes inte uteslutas att ndimnda bestimmelse &r tillimplig av det skilet att de varor eller tjanster
som registreringsansokan avser och de varor eller tjanster som omfattas av det dldre varumarket inte
ar identiska utan av liknande slag.

I forevarande fall ska det dessutom papekas att John Mills inte har bestritt att de varor som omfattas av
det dldre varumarket och som betecknas som ”ansiktspuder innehallande mineraler” ar identiska med
"kosmetika” och "preparat for vard av huden” som avses i ansdkan om registrering av det omstridda
varumérket. Vidare, i punkt 31 i det omtvistade beslutet, papekade 6verklagandendmnden bland annat
att de ovriga varor som omfattas av de motstdende varuméarkena kan bestd av samma ingredienser, att
de ofta tillverkas av samma foretag och att de erbjuds tillsammans i apotek och i samma géngar hos
detaljhandlare. Det framgar av domstolens fasta praxis att vid bedomningen av varu- eller
tjiansteslagslikheten ska samtliga relevanta faktorer som avser forhallandet mellan varorna eller
tjdnsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingar bland annat deras art, de tilltinkta koparna,
anvandningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (dom av den
20 september 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 48 och
dér angiven réttspraxis).

Under dessa omstindigheter gjorde overklagandendmnden en riktig bedomning nér den, pa grundval
av de omsténdigheter som anges i punkt 31, fann att dessa andra varor var av liknande slag.

Overklagandet kan féljaktligen inte vinna bifall savitt avser den enda grundens tredje del.

Hirav foljer att 6verklagandet ska ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegdngsregler ska domstolen besluta om rittegangskostnaderna nir
overklagandet bifalls och domstolen sjélv slutligt avgor saken.
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105 Enligt artikel 138.1 i rattegangsreglerna, som enligt artikel 184.1 i dessa regler ska tillimpas i mal om
overklagande, ska tappande part forpliktas att ersétta réittegangskostnaderna om detta har yrkats.

106 EUIPO och Jerome Alexander Consulting har yrkat att John Mills ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna. Eftersom John Mills har tappat malet, ska foretaget forpliktas att bdra sina
rattegangskostnader och ersitta de kostnader som uppkommit fér EUIPO med anledning av
overklagandet och forfarandet vid tribunalen samt de kostnader som uppkommit fér Jerome
Alexander Consulting i forfarandet vid tribunalen.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Europeiska unionens tribunals dom av den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO - Jerome
Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) upphivs.

2) John Mills 6verklagande i mal T-7/17 av det beslut som forsta overklagandenimnden vid
Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) meddelade den 5 oktober 2016
(arende R 2087/2015-1) ogillas.

3) John Mills ska béra sina rittegangskostnader och ersitta de kostnader som uppkommit for
Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) med anledning av overklagandet

och forfarandet vid tribunalen samt de kostnader som uppkommit for Jerome Alexander
Consulting Corp. i forfarandet vid tribunalen.

Underskrifter
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